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RESUMEN: El articulo analiza los posibles escenarios juridicos que se
pueden presentar si se modifica la Directiva 96/9/CE so-
bre la proteccion juridica de las bases de datos. A partir
de los resultados del primer informe de la Comisién
Europea sobre los efectos de la Directiva, se sostiene que
la alternativa que garantiza la proteccién mas eficaz, de
cara a la evolucién del mercado europeo de bases de da-
tos, no es la derogacién de la normativa actual ni la su-
presion del derecho sui generis, sino mas bien la modifi-
cacion de ciertos elementos problematicos.
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ABSTRACT: The article analyzes the possible legal scenarios that
can be presented if the Directive 96/9/EC on the legal
protection of databases is modified. Starting from the
results of the first evaluation of the effects of the
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rantees the most effective protection in face to the evo-
lution of the European market of databases is not re-
pealing the whole Directive neither withdrawing the sui
generis right, but rather the modification of certain pro-
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INTRODUCCION

La Comisién Europea plantea la posibilidad de modificar la proteccién juridica de
las bases de datos' tras estudiar su evolucién en el mercado europeo en los ulti-
mos 10 afios. En 2005 se public6é un informe’ que evalia los efectos de la Directiva
96/9/CE de proteccién juridica de las bases de datos. La Comisién, con un retraso
de varios afios —ya que habia previsto su publicacién para 2001°—, recurre a este
estudio externo para comprobar la repercusién de la norma comunitaria.

El informe expone, en primer lugar, un resumen de los objetivos de la Directiva
y las medidas que propone. En segundo lugar, la transposiciéon de esta norma
en los ordenamientos juridicos de los Estados miembros, asi como los datos
estadisticos del mercado de bases de datos desde 1996 hasta 2004. En tercer
lugar, expresa las principales posturas de los colectivos afectados. Por tltimo,
recoge tres aspectos conflictivos sobre el derecho sui generis: a) es dificil de in-
terpretar, b) en ocasiones puede que proteja los datos en si mismos, y ¢) el im-
pacto econémico del derecho sui generis no se ha cuantificado.

La Comisién, a la vista de los datos obtenidos en el informe, considera cuatro
posibilidades: eliminar la Directiva (II), suprimir la incorporacién del derecho
sui generis (III), mantener la norma tal y como esta (IV), o modificar la Directiva
(V). En 2006, la Comisién Europea divulgé los resultados de una encuesta* so-
bre cudl de estas cuatro opciones apoyaban los sujetos afectados del ambito
tanto comercial como académico (usuarios, productores y otras instituciones)’.

! La regulacién sobre bases de datos en el ambito europeo tiene su origen en la Propuesta de
Directiva del Consejo relativa a la proteccién juridica de las bases de datos, COM (92) 24 final, de
15 de abril de 1992, DOCE, n.° C 156, de 23 de junio de 1992, modificada por la posterior Propuesta
de Directiva del Consejo relativa a la proteccién juridica de las bases de datos, COM (93) 464 fi-
nal, de 4 de octubre de 1993, DOCE, n.° C 308, de 15 de noviembre de 1993. La normativa se con-
creté finalmente en la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo
de 1996, sobre la proteccion juridica de las bases de datos, DOCE L 77 de 27.3.1996. En adelan-
te, Directiva. Disponible en http://europa.eu (visitada en enero 2008).

2 COM (5), de 12 de diciembre de 2005, «First evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection
of databases», informe realizado por DG Internal Market and Services. Disponible en http:/ec.euro-
pa.eu/internal_market/copyright/docs/databases/evaluation_report_en.pdf. Para una breve sintesis del
informe Vid. «Evaluation of the 1996 Database Directive raises questions», Single Market News Article,
num. 40, enero de 2006. Disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/smn/smn40/ docs/databa-
se-dir_en.pdf (enero 2008).

® Vid. Art. 16 de la Directiva, en el que se requiere a la Comisién para que, cada tres afios (desde
1998, fecha en la que los Estados miembros incorporaron el contenido de la norma a sus orde-
namientos nacionales), presente un informe ante el Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité
Econémico y Social sobre la aplicacion de la Directiva.

* Cincuenta y seis encuestados por el Gale Directory of Databases (GDD), publicadas el 12 de mar-
zo de 2006. Disponible en http://forum.europa.eu.int/Public/irc/markt/markt_consultations/li-
brary?l=/copyright _neighbouring/database_consultation&vm=detailed&sb=Title (enero 2008).

* Las opiniones son dispares. Ocho encuestados apoyan la eliminar la Directiva, tres defienden suprimir
el derecho sui generis, veintiséis mantenerla como esta y veintiséis su modificacién. Algunos apoyan va-
rias opciones. En el grupo de los que desean la modificacién de la Directiva, trece demandan una am-
pliacion de la definicion del derecho sui generis, en su mayoria a consecuencia de las tltimas decisio-
nes del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y diez solicitan mas excepciones al derecho sui
generis. Resultados disponibles en http://ec.europa.ew/internal_market/copyright/prot-databases/prot-
databases_en.htm#20051212_3 (enero 2008).
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El informe debe ser matizado y no tendria que utilizarse como tnico sustento
para tomar medidas drasticas®.

Esta situacién genera un clima de inquietud sobre el futuro de la regulacién
juridica de las bases de datos. Sobre las alternativas que plantea la Comisién’,
en las siguientes lineas se analiza cuél de ellas resulta mas adecuada para con-
seguir una 6ptima proteccion de las bases de datos. Es decir, aquella que en la
medida de lo posible alcance los objetivos propuestos y logre un equilibrio entre
los intereses presentes.

ELIMINAR LA DIRECTIVA

La derogacién de esta norma tendria como objetivo retomar la situacién legal
que existia antes de la incorporacién de las disposiciones de la norma comu-
nitaria. Aquellos que defienden esta alternativa creen que eliminando esta nor-
ma se podrian evitar los riesgos de limitacién del mercado de la informacion
y que ésta seria la mejor soluciéon porque evitaria las incomodidades de modi-
ficar una regulacién que presenta incertidumbres legales. No obstante, este mis-
mo argumento —el reconocimiento de las incertidumbres— sustenta no su de-
rogacion, sino la necesidad de modificacién de la legislacion, para asi cubrir
esas lagunas sin perder las ventajas que supone contar con una regulacién uni-
forme. Otros consideran la eliminacién de la Directiva como una alternativa
preferible a la eliminacién del derecho sui generis, ya que asi podrian recurrir
a sus sistemas anteriores de proteccién.

Sobre las diferentes propuestas de proteccién juridica de bases de datos®, la
Directiva adopta dos sistemas, por un lado, un mayor estandar de proteccién
sobre las bases de datos protegidas por derechos de autor (bases de datos «ori-
ginales») vy, por otro, un nuevo derecho sui generis, basado no en la originali-
dad sino en el skill and labour o esfuerzo en su creacién (bases de datos «no
originales»). Este tltimo, otorga el derecho a prohibir la extraccién y reutili-
zacion de una parte sustancial del contenido de una base de datos en la que
exista una inversion sustancial. Mientras que las bases de datos «originales»

¢ A esta misma conclusién llega Derclaye mediante un estudio comparado entre la regulacién eu-
ropea y la proteccién estadounidense de bases de datos Vid. DERCLAYE, E., «Intellectual Property
Rights on Information and Market Power - Comparing European and American Protection of
Databases» IIC, Vol. 38, 3/2007, pp. 275-298, especialmente 297.

” Ademas de las referidas, las Gltimas iniciativas de la Comisién para modernizar el ambito de los
derechos de autor que puede afectar al ambito de las bases de datos y de los contenidos en Internet
Vid. COM (2007) 836 final, Communication on Creative Content Online

¢ Se puede decir que hay tres modelos de proteccién juridica de bases de datos: a) Proteccién por
derechos de autor basado en la originalidad de la organizacién de los datos, sistema que rige en
Estados Unidos; b) Proteccién juridica sui generis, sobre la inversiéon en la obtencién, verificacién
de los datos organizados, modelo adoptado en los paises miembros de la Unién Europea tras la
Directiva; y ¢) Proteccién juridica con un umbral minimo de originalidad, sistema que siguen los
paises del commmon law, entre los que se encuentra Australia y, antes de la transposicién de la
Directiva, el Reino Unido, Suiza, Dinamarca, Finlandia y también Noruega e Islandia Vid. DAVI-
SON, M., The legal protection of databases, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 10.
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poseen una estructura u ordenacién de los elementos en las que hay creativi-
dad, las «no originales» carecen de esta cualidad y requieren una inversién en
términos cualitativos y cuantitativos.

Derogar la Directiva implicaria que los Estados Miembros de la Unién Europea
volvieran a la normativa nacional anterior a la transposicién de la norma comu-
nitaria. De forma que los niveles de creatividad exigidos para proteger una base de
datos serian diferentes segin la legislacién de cada pais. Algunos Estados incor-
porarian los criterios del sweat of the brow’ o la proteccién de los catalogos', den-
tro de los derechos de autor', mientras que algunos no protegerian por medio de
derechos de autor las bases de datos no originales'? y recurririan a otro tipo de
proteccién como las leyes de competencia desleal o la legislacién sobre contratos.

Los objetivos para los que fue elaborada la Directiva son fundamentalmente
dos: 1) la armonizacion de la proteccién juridica y 2) el desarrollo del merca-
do comunitario de informacién con respecto a sus competidores, pero sin me-
noscabar los intereses de los usuarios'. El bien juridico que pretende proteger
la norma es la circulacién de informacién dentro del mercado interior. Debido
al uso cada vez mayor de la tecnologia digital, existe el peligro de que la in-
formacién contenida en una base de datos sea facilmente copiada y reordena-
da electrénicamente sin la autorizacién de su fabricante, con el fin de crear
una base de datos de idéntico contenido, y que no infringiria los derechos de
autor respecto a la ordenacién de la base original'. Las necesidades por las
que se creé la Directiva siguen siendo fundamentos de peso y frustrar una re-
gulacion uniforme sobre las bases de datos seria un error.

° El sweat of the brow de la cultura del common law, se trata del criterio del «sudor de la frente»
en base al cual se pretende preservar la inversién (skill and labour).

19 El catalogue rule de los paises nérdicos, sistema por el cual se protegia los catdlogos que orga-
nizaran informacién recopilada.

""En los Paises Bajos se protegian por derechos de autor algunos trabajos no originales
(Onpersoonlijkegeschriftenbescherming).

2 Un estudio sobre la regulacién anterior a la Directiva y su transposicién Vid. supra DAVISON,
M., The legal protection ..., pp.103-159.

3 La Exposicién de Motivos de la Directiva sefiala que las bases de datos no estaban suficiente-
mente protegidas en todos los Estados miembros y que tal protecciéon no era uniforme. En pri-
mer lugar, la armonizacién es necesaria porque los «Estados miembros reconocen una proteccién
de derechos de autor, bajo diferentes formas, respecto a las bases de datos, de acuerdo con su pro-
pia legislacién o jurisprudencia» y «estos derechos de propiedad intelectual no armonizados pue-
den tener como efecto impedir la libre circulacién de mercancias y servicios en la Comunidad si
en las legislaciones de los Estados miembros subsisten diferencias respecto al alcance y las con-
diciones de proteccion de los derechos» (Vid. Considerando 4 de la Directiva). En segundo lugar,
cuanto al aumento de la produccién de las bases de datos, se afirma que existe «un gran dese-
quilibrio en el nivel de inversién en el sector de las bases de datos, tanto entre los Estados miem-
bros como entre la Comunidad y los principales paises terceros productores de bases de datos» v,
ya que «las bases de datos constituyen un instrumento de gran valor para el desarrollo del mer-
cado comunitario de la informacién», por ello, la Directiva pretende la «instauracién de un nivel
suficiente y uniforme de proteccién para las bases de datos con el objeto de garantizar la remu-
neracion del fabricante que las ha creado» (Vid. Considerandos 11, 9 y 48). Todo ello sin perjui-
cio del «acceso al contenido de la base de datos y a su normal utilizacién por el propio usuario»
(Vid. Articulo 5 de la Directiva).

4 Considerandos 7, 9, 38 y 39 de la Directiva.
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La posibilidad de eliminar la Directiva es la menos recomendable por dos mo-
tivos. El primero que conlleva romper la unidad legislativa. La consecuencia
inmediata seria la falta de armonizacién con las consecuentes las diferencias
de proteccién juridica, que tienen un efecto negativo sobre el funcionamiento
del mercado interior. Implicaria tanto la limitacién de la libre circulacién de
bienes y servicios como la falta de uniformidad en el alcance y las condiciones
de proteccién de los derechos. El segundo de los motivos es que se suprimiria
un nuevo instrumento de proteccién juridica: el derecho sui generis. Un dere-
cho que pretende «garantizar la protecciéon de una inversién en la obtencién,
verificacién o presentacién del contenido de una base de datos»'. A pesar de
sus antecedentes a nivel nacional, la Directiva fue la primera norma en confi-
gurar este derecho'®, que surgié no exento de polémica'’. Es precisamente so-
bre el derecho sui generis sobre el que planean las mayores dudas, tal como se
vera en las siguientes lineas.

SUPRIMIR EL DERECHO SUI GENERIS

En el ambito internacional, las bases de datos originales se protegen por dere-
chos de autor'. Sobre las bases de datos no originales, en la ultima década se
vivié un intenso debate en el seno de la OMPI. Se reconocié que las bases de
datos son un elemento vital para el desarrollo del intercambio global de infor-
macién. De ahi que hubiera, en primer lugar, que alentar el continuo desarro-

'3 Vid. Considerando 40 de la Directiva.

!¢ Para una comparacién de la proteccién juridica de las bases de datos antes y después de la
Directiva 96/9/CE en Reino Unido Vid. CHALTON, S., «The Effect of the E.C. Database Directive
on United Kingdom Copyright Law in Relation to Databases: A Comparison of Features», E.I.LPR.,
Vol. 19, 1997, pp. 278-288. Sobre el origen de la legislacién en Dinamarca, Finlandia y Suecia y
las variaciones con el actual derecho sui generis Vid. KARNELL, G.W.G., «The Nordic Catalogue
rule in its sui generis law context», en: AA.VV., Homenaje a Alberto Bercovitz Rodriguez-Cano.
Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia, Barcelona, Grupo
Espariol de la AIPPI, 2005, pp. 623-628.

7 En el caso Van Dale Lexicografie BV vs. Rudolf Jan Romme, sentencia de 4 de enero de 1991, el
Tribunal Supremo holandés no aplicé el criterio del sweat of the brow para proteger por derechos
de autor un diccionario, ya que este derecho exige el requisito de la originalidad. A raiz de este
caso, la Comisién Europea se plante6 la necesidad de proteger este tipo de bases de datos, que
carecfan de originalidad en la disposicién de sus elementos.

'8 El articulo 2.5 del Convenio de Berna para la proteccién de las obras literarias y artisticas, de 24
de julio de 1886 (BOE num. 81 de 4 de abril de 1974 y num. 260 de 30 de octubre de 1974), incluye
proteccién sobre las colecciones de obras literarias o artisticas que, por la seleccién y organizacién
de sus materias, sean creaciones intelectuales. Este Convenio otorga proteccién por derechos de au-
tor de las recopilaciones de obras (antologias) aunque no incluye las colecciones de simples datos o
informacién. El articulo 10.2 del ADPIC (Acuerdo de la OMC sobre los aspectos de los Derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio, 5 de abril de 1994, BOE ntum. 20 de 24 de enero
de 1995) regula las compilaciones «de datos o de otros materiales», por tanto amplia su proteccién
(no sélo a las colecciones de obras como establece el Convenio de Berna) a las colecciones de datos
y ademas establece que estas sean de «forma legible por méaquina o en otra forma»; incluye tanto las
bases de soporte electrénico como las tradicionales, en formato papel. El articulo 5 del Tratado de la
OMPI sobre Derechos de Autor (WCT), de 1996 (OMPI CRNR/DC/94) respeta en su redaccion las dis-
posiciones antes mencionadas del Convenio de Berna y el ADPIC, al proteger las bases de datos como
«las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selec-
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llo de las bases de datos. Y, en segundo, que establecer un equilibrio entre los
intereses de los productores de bases de datos y los intereses de los usuarios
de acceder a dicha informacién. Estos objetivos se abordaron por medio del
examen de las posibles implicaciones y beneficios de un sistema sui generis de
proteccién de las bases de datos a nivel internacional. Dicho sistema fue re-
cogido en el Proyecto de Tratado sobre bases de datos® que, a pesar de la pre-
sién de los paises miembros de la Unién Europea, no consiguié finalmente el
consenso necesario’'. Los principales argumentos que aducen los que se opo-
nen al derecho sui generis son: la restriccion de la libre competencia y la posi-
bilidad de que se monopolice el mercado de la informacién y se limite el ac-
ceso a los usuarios.

El caso de Estados Unidos, el mas importante detractor de este derecho, es pa-
radigmatico. Su produccién acapara mas de la mitad del mercado mundial de
bases de datos®® y, aun asi, su evolucién juridica en este 4mbito ha sido discu-
tida. Los derechos de autor (Copyright) son reconocidos por las leyes de los
Estados Unidos para autores de «obras originales»*, por lo que las bases de
datos que posean cierta originalidad no tendrian problema en ser respaldadas
por este Derecho. El problema subyace en determinar qué aspectos debe tener
una compilacién para que sea original**. La posibilidad de crear una protec-
cién especial sobre las bases de datos se hizo patente en el caso Feist®, en el
que el Tribunal Supremo de los EEUU establecié que las compilaciones de da-

cién o disposicién de sus contenidos constituyan creaciones de caracter intelectual, estan protegidas
como tales». Esta norma resalta que «la proteccién no abarca los datos o materiales en si mismos y
se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materia-
les contenidos en la compilacién». En todos estos instrumentos es requisito esencial para considerar
la proteccion por derechos de autor la originalidad en la estructura de una base de datos. Todos dis-
ponibles en la seccién de documentos de www.uaipit.com (enero 2008).

'Y Conferencias de la OMPI, Reunién sobre propiedad intelectual en materia de bases de datos de
17-sep-1997 a 19-sep-1997 (Ginebra, Suiza). Documentos disponibles en http://www.wipo.int/me-
etings/es/details.jsp?meeting_id=3187 (enero 2008).

2 Proyecto de Tratado relativo a la propiedad intelectual respecto de las bases de datos de la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 1996. Disponible en la seccién de
documentos de http://www.uaipit.com (enero 2008).

2 Por ejemplo, el caso de los paises en desarrollo, en los que existe mas consumidores que pro-
ductores de bases de datos, se consideré que la adopcién de normas internacionales en la mate-
ria serfa menos favorable que en Estados mas desarrollados. Vid. LOPEZ, A., El impacto de la pro-
teccion de las bases de datos no originales sobre los paises de América latina y el Caribe, Estudio de
la OMPI, 2001. Disponible en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_8/sccr_8_6.doc
(enero 2008). Las reuniones celebradas en el seno de la OMPI en materia de bases de datos (do-
cumentos de los seminarios, mesas redondas y grupos de trabajo, desde 1997 hasta 2002) dispo-
nibles en http://www.wipo.int/meetings/es/topic.jsp?group_id=229 (enero 2008).

2 Segtin los datos obtenidos desde 1992 hasta 2004 Vid. Supra nota 2, p. 23 en el gréfico del informe.
2 Copyright Act 1976, Pub. L. No. 94-553, 90 Stat. 2541, norma desarrollada por unas 100 circu-
lares, y la The Digital Millennium Copyright Act de 1998 Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860.
Ambas disponibles en la seccién de documentos de www.uaipit.com (enero 2008).

2 Sobre las compilaciones de informacién y la originalidad en su seleccién Vid. GINSBURG, 7.,
«US intitiatives to protect works of low autorship», en COOPER DREYFUSS, R., LEENHEER ZIM-
MERMAN, D., FIRST, H. (eds.), Innovation Policy for the Knowledge Society, New York, Oxford
University Press, 2001, pp. 55-77, 57-61.

% Feist Publications Inc. vs. Rural Telephone Service Co. Inc 499 U.S. 340 (1991) Disponible en
www.westlaw.com (enero 2008) en el que el demandado copié un listin telefénico.

62



Futuro incierto de la Directiva sobre bases de datos

tos que no alcanzaran niveles de originalidad (esto es, que se basaran en el swe-
at of the brow) no merecian ser protegidas por la legislacion relativa al
Copyright. Segun la comunidad cientifica, la proteccién por derechos de pro-
piedad intelectual sobre este tipo de compilaciones podia suponer que un gru-
po limitado de fabricantes de bases de datos controlaran la difusién de la in-
formacién pudiendo restringir su transmisién, lo que afectaria el derecho al
acceso a la informacién en la actual Sociedad de la informacién y el desarro-
llo del conocimiento cientifico y tecnolégico* Tras afios de debate en el
Congreso para incorporar el derecho sui generis a la legislacién estadouniden-
se, ninguna de las iniciativas propuestas ha llegado a prosperar?.

Eliminar este controvertido derecho dejaria sin proteccién juridica a aquellas
bases de datos que carecen de originalidad en su estructura. La mayoria de las
bases de datos no poseen originalidad alguna en la organizacién de su infor-
macién, por minimo que sea el umbral requerido para la creatividad®. La ori-
ginalidad sobre la seleccion o disposicion de la base serda generalmente muy li-
mitada si tenemos en cuenta, por un lado, que una base de datos que pretenda
ser exhaustiva no limitara apenas la selecciéon®y, por otro, que la disposicién
de su contenido sera lo mas sencilla posible para facilitar su consulta. Un ejem-
plo seria el caso de la creaciéon de una compilacién de datos sobre suscripto-
res de revistas, proyecto en el que se invertirian considerables medios econé-
micos en recopilar los nombres y direcciones de los clientes, los directorios
telefénicos, contratacion de personal especializado para adaptar el formato, etc.
Sin embargo, su originalidad es inexistente, ya que su estructura y ordenacién
de datos careceria de las caracteristicas senaladas para ser considerada «crea-
tiva» (por ejemplo, se ordenaria de forma alfabética o cronolégica®®). En EEUU,

% Sobre los argumentos a favor y en contra de la ampliacién de la proteccién sobre las bases de
datos en la legislacién de Estados Unidos Vid. «U.S. Copyright Office Report on Legal Protection
for Databases», 1997. Disponible en http://www.copyright.gov/reports/db4.pdf (enero 2008).;
AA.VV,, «The trend toward strengthened Intellectual Property Rights: a potential threat to public-
good uses of scientific data» en AA.VV., Bits of power: issues in global access to scientific data,
Washington D. C., National Academy Press, 1997. Versién digital en http://www.nap.edu/readin-
groom/books/BitsOfPower/ (enero 2008).

" Desde 1996, en que fue adoptada la Directiva en la Unién Europea, se esta discutiendo en el seno
del Congreso estadounidense si incorporar el derecho sui generis y se han presentado los borrado-
res: The Database Investment and Intellectual Property Antipiracy Bill de 1996; The Collections of
Information Antipiracy Bill en 1997 y en 1999; Database and Collections of Information
Misappropriation en 2003. Sobre los debates del Congreso Vid. BAND, J., «<The Database Debate in
the 108th US Congress: The Saga Continues», E.I.PR, Vol. 27, 6/2005, pp. 205-212.

# Precisamente porque el beneficio que aporta una base de datos es que sus busquedas sean lo
suficientemente sencillas para que se pueda acceder con facilidad a la informacién que recoge.
Por esta razoén, los criterios de consulta no deben ser muy complicados (o excesivamente origi-
nales) porque dificultaria la bisqueda de informacién por parte del usuario Vid. BERCOVITZ
RODRIGUEZ-CANO, R. «La proteccién juridica de las bases de datos», pe. i., nam. 1, 1999, p. 12,
17-18. Se afirma ademads que para objetos tales como las bases de datos el «nivel de originalidad»
no seria un criterio adecuado Vid. SCHRICKER, G., «Farewell to the «Level of Creativity»
(Schopfungshshe) in German Copyright Law?», IIC, Vol. 26, 1/1995, pp. 45-46.

» Vid. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. «La proteccion...», p.18; CAMARA LAPUENTE, S., «El
nuevo derecho sui generis sobre las bases de datos», Actualidad Civil, 1999, p. 79.

% El orden alfabético o numérico, por ejemplo, no serfan criterios de disposicién originales Vid.
CAMARA LAPUENTE, S., loc. cit., p. 79.
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dada la falta de originalidad de esta base de datos no habria posibilidad de que
fuera protegida por derechos de autor, en los paises miembros de la UE si, gra-
cias al derecho sui generis. Por tanto, seria un error eliminar ese derecho.

Una vez expuestas las situaciones que se producirian si se eliminara la Directiva
o el derecho sui generis, la cuestion que se plantea entonces es si merece la
pena mantener esta norma.

MANTENER LA DIRECTIVA

Segun el informe de la Comisién, conservar la Directiva se justificaria por la
seguridad que la regulacion otorga a los fabricantes de bases de datos ante po-
sibles vulneraciones de sus derechos. Esto es, el peligro de que las bases de da-
tos «sean copiadas o se pueda acceder a ellas a un coste muy inferior al nece-
sario para crearlas»®'. Sin embargo, —se afirma en el informe— no se ha
demostrado que esta regulacién produzca efectos positivos en el mercado®. De
forma que no se ha probado que la norma haya supuesto un incremento en la
produccién europea de bases de datos, esto es, que se haya alcanzado uno de
los objetivos que perseguia la Directiva.

El argumento anterior es inconsistente. Primero, porque tampoco hay pruebas
de que esta norma haya producido un detrimento en la industria y, segundo,
porque aunque no se ha probado un impacto econémico positivo de la
Directiva, ello no quiere decir que no exista. No cabe duda que la proteccién
juridica tiene su influencia directa en el mercado alterando los resultados de
la oferta y la demanda, esto es incentivando o coartando su produccién. Por
tanto, la Directiva debe analizarse a la luz de la influencia que realmente ha
tenido sobre el mercado, desde un punto de vista econémico®®. De forma que
lo que si reflejan estos resultados es la necesidad de realizar los estudios eco-
némicos pertinentes que demuestren los verdaderos efectos de esta regulacién®.

Si no se optara por la modificacién de la Directiva, mantenerla seria la opcién
preferible. En este caso, las dudas sobre la norma no se despejarian y conti-
nuaria la sensacién de inseguridad juridica pero, para resolver este problema,

*! Vid. Considerando 7 de la Directiva 96/9/CE.

32 La evaluacién deberia haberse realizado por fuentes independientes que hubiesen aportado da-
tos objetivos. Sobre este extremo y la conveniencia de haber realizado un pormenorizado anélisis
anterior a la aprobacién de la Directiva, valorando la conveniencia de que ésta viera o no la luz
Vid. KUR, A./HILTY, R.M. / GEIGER, C./LEISTNER, M., «First Evaluation of Directive 96/97/CE
on the Legal Protection of Databases - Comment by the Max Planck Institut for Intellectual
Property, Competition and Tax Law», IIC, Vol.37, 5/ 2006, pp. 551-557.

3 KOBODOLT, C., «<The EU-Directive on the Legal Protection of Databases and the Incentives to
Update: An Economic Analysis», International Review of Law and Economics, nim.17, pp. 127-
138, 1997.

** Afirmando que seria necesario elaborar mas estudios econémicos, tanto teéricos como practi-
cos, para determinar los efectos del derecho sobre las bases de datos DERCLAYE, E., «Intellectual
Property Rights ...», pp. 297 y 298.
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se podria acudir a la progresiva interpretaciéon de los Tribunales. El TICE re-
solveria los asuntos que se le presenten, tal como ocurre en la actualidad. No
obstante, incorporar previamente algunas de las soluciones a la Directiva an-
tes de acudir a los Tribunales, seria mas adecuado. En el punto siguiente se ex-
pondréan los principales problemas de la Directiva que cabria resolver.

MODIFICAR LA DIRECTIVA

La Comisién afirma que esta opcién podria entrafiar serios riesgos®. Desde mi
punto de vista, aunque seria la via mas dificil seria también la mas adecuada.
La mas acertada una vez expuesta los inconvenientes del resto de alternativas,
aunque la mas complicada porque supone encontrar soluciones a los proble-
mas que presenta la norma. La clave esta en fijar los limites del bien juridico
a proteger, ya que como se ha especificado, la Directiva no los determina con

claridad.

Algunos de los problemas derivados de la ambigiiedad y vaguedad de los tér-
minos que configuran el espectro de proteccién del derecho sui generis y su
ambito de actuacién han sido ya tratados en los tltimos casos del TJICE en las
cuatro decisiones de noviembre de 2004*. Estas sentencias han tratado de de-
limitar los conceptos de «base de datos», «inversién» (en términos cualitativos
0 cuantitativos), «sustancial» «extraccion», «reutilizacién», la «obtencién» y la
«verificacién» de datos (la creacién de datos y la verificacién de datos). En
cuanto al término «base de datos» establece una concepcién amplia, como tam-
bién para el de «extraccién» y el de «reutilizacién». La «inversién sustancial»
es el elemento basico para que una base de datos disfrute de este derecho®.
Para definir el significado de este término el TJCE ha adoptado la doctrina del
spin-off*® que requiere diferenciar entre la inversién para crear nuevos datos y
la inversion para obtener datos ya existentes. A partir de esta distincion, se re-
chazaria la proteccién sui generis sobre los medios empleados antes o en el mis-

** Vid. Supra informe, p. 26.

3 SSTICE The British Horseracing Board Ltd y otros vs William Hill Organization Ltd (asunto C-
203/02), Fixtures Marketing Ltd vs Svenska Spel AB (asunto C-338/02), Fixtures Marketing Ltd vs
Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou (OPAP) (asunto C-444/02) y Fixtures Marketing Ltd
vs Oy Veikkaus Ab (asunto C-46/02). Disponibles en http://curia.europa.eu (enero 2008).

37 Un analisis sobre el nivel de inversién requerido para que sea sustancial, apoyado en argumen-
tos a nivel doctrinal y jurisprudencial en DERCLAYE, E., «Database Sui Generis Right: What Is a
Substantial Investment? A Tentative Definition», IIC, Vol.36, 1/2005, pp. 2-30.

* Teoria que tiene su origen en la Doctrina holandesa, y aplicada a las bases de datos supone que
la inversién en generar datos sobre otras actividades no seria una actividad principal y no puede
considerarse una «inversién» en «obtener» datos Vid. HUGENHOLTZ, P. B., «Program Schedules,
Event Data and Telephone Subscriber Listings under the Database Directive. The ‘Spin-Off’
Doctrine in the Netherlands and elsewhere in Europe», Eleventh Annual Conference on International
IP Law & Policy, Forham University School of Law, New York, April 14-25, 2003, version electro-
nica disponible en www.ivir.nl (enero 2008); DERCLAYE, E., «Databases «Sui Generis» right:
Should we Adopt the Spin-off Theory?», E.I.PR., Vol. 26, 9/2004, pp. 402-413; DAVISON, M. J. /
HUGENHOLTZ, P.B., «Football Fixtures Horseraces and Spin-offs: The ECJ Domesticates the
Database Right», E.I.P.R., Vol. 27, 3/2005, pp. 113-118. Disponible versién electrénica en
http://www.ivir.nl (enero 2008).
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mo momento de la creacién de informacién para constituir una base de da-
tos*. Mediante esta doctrina el Tribunal modula el concepto de «inversién sus-
tancial», aunque su especificacién precisa tener en cuenta las caracteristicas
particulares del caso concreto.

Las Sentencias del TJCE también son esclarecedoras respecto a los conceptos
de inversién en la creacién de datos*, en la obtencién de datos*' e inversién en
la verificacion de datos*. Se establece que la proteccion sui generis debe reca-
er sobre la inversién en la obtencién y verificacién de la informacién y no so-
bre la creacién de los datos. Para empezar, el término «creacién» podria llevar
a confusién porque es utilizado para referirse al objeto protegido por derechos
de autor. Seria, por tanto, mas correcto utilizar en su lugar el término «pro-
duccién». En las siguientes lineas se obviara la terminologia utilizada por el
TICE y se utilizara este tltimo término. La inversién en la obtencién y verifi-
cacion de informacién son los recursos orientados a garantizar la fiabilidad de
la informacién contenida en la base de que se trate, es decir, el control de la
exactitud de los datos buscados. Por otra parte, afirma también el Tribunal eu-
ropeo que los medios dedicados a operaciones de verificacién en la produccién
de datos constituyen recursos que no pueden ser tenidos en cuenta a efectos
de apreciar si existe o no una inversion sustancial (segin el articulo 7, aparta-
do 1, de la Directiva).

A pesar de lo expuesto, la distincién entre produccion de datos y verificacién
de éstos no siempre resulta sencilla y es dificil trazar la linea divisoria. Una po-
sible via de diferenciacién® seria delimitar el momento en el que el fabricante
lleva a cabo dicha inversion (si se realiza antes o después de la divulgacién de
la base de datos). Si la inversién se realiza una vez se haya divulgado la base
de datos, si podria recurrirse a la proteccion del derecho sui generis; si por el
contrario, se hubiera invertido antes entonces se trataria de produccién de da-
tos, por lo que no seria objeto de proteccién del derecho sui generis.

% Vid. DAVISON, M. J. / HUGENHOLTZ, P.B., «Football ...», op cit supra, p. 118.

4 «Las inversiones destinadas [...] a la creacién de los datos constitutivos [...] que figuran en la
base de datos [...] no corresponden a una inversion destinada a la obtencién del contenido de la
base de datos. Por consiguiente, no pueden ser tenidas en cuenta a efectos de apreciar el carac-
ter sustancial de la inversion destinada a la constitucién de dicha base» Vid. The British Horseracing
Board Ltd y otros vs Cit supra.

41 «El concepto de inversién destinada a la obtencién del contenido de una base de datos, a efec-
tos del articulo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE [...] debe entenderse en el sentido de que
designa los recursos dedicados a la busqueda de datos ya existentes y a su recopilacién en dicha
base. No incluye los recursos utilizados para la creacién de los datos constitutivos del contenido
de la base de datos». Ibid cit supra.

42 «El concepto de inversién destinada a la verificacién del contenido de la base de datos, a efec-
tos del articulo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE [...] debe entenderse en el sentido de que se
refiere a los recursos que, con vistas a garantizar la fiabilidad de la informacién contenida en la
base de que se trate, se dedican al control de la exactitud de los datos buscados, tanto durante la
constitucion de la base de datos como durante el periodo de funcionamiento de ésta. No se in-
cluyen en dicho concepto los recursos dedicados a operaciones de verificacién durante la fase de
creacién de datos posteriormente reunidos en una base.» Ibid cit supra.

 Vid. MASSON, A., «Creation of Database or Creation of Data: Creicial Choices in the Matter of
Database Protection», E.I.PR., Vol. 28, 5/2006, pp. 261-267.
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En este dltimo caso —que se produzcan nuevos datos— habria que determinar
si la produccién cumple las exigencias para ser considerada una creacién —si
es original— y si podria recaer sobre ésta algiin tipo de proteccién de derechos
de autor ¢Qué ocurre entonces con las bases de datos que incluyen datos cien-
tificos? ¢son estos datos producidos u obtenidos?*. Dada la importancia de esta
clase de contenido® existe la necesidad de diferenciar estos tipos de datos.

De cualquier forma, teniendo en cuenta el criterio del TJCE, si son objeto de pro-
teccion por derecho sui generis aquellas bases de datos que se generen por me-
dio de la inversién para la obtencion de informacion. Esta situacién si podria su-
poner un riesgo por la posible creacién de monopolios de informacién. Dos vias
de solucién para evitar esta situacién serian: 1) ampliar las excepciones sobre los
usuarios que puedan extraer o reutilizar una base de datos y 2) establecer siste-
mas de licencias obligatorias*. Sobre estas licencias y el posible abuso de posi-
ci6én dominante hay antecedentes resefnables. En cuanto a las licencias de utili-
zacién de una base de datos*’, destaca la sentencia del TJCE sobre una empresa
farmacéutica®® que presenté demanda alegando que la negativa de otra empresa

# Por ejemplo, un S.I.G. (Sistema de Informacién Geografica) que incluye varias capas, refiriéndo-
se en cada una de ellas a la distribucién espacial —en poligonos georeferenciados— de un determi-
nado uso del suelo/territorio (arboles y matorrales, tipo de terreno, si se trata de una zona industrial
o ntcleos urbanos etc...). El proceso técnico de creacién del S.I.G. requiere, en primer lugar, que se
procese electréonicamente el mapa de la zona y, en segundo lugar, la introduccién de los datos geo-
l6gicos de cada una de las capas. Dichos datos estan contenidos en ficheros que permiten visualizar,
modificar, manipular y exportar cada una de las capas. Por tultimo, el resultado es un mecanismo
por el que la aplicacién informa sobre los datos referidos ¢Cual serfa la proteccién juridica del sis-
tema descrito? Se trataria de una base de datos pero ¢serian estos datos creados u obtenidos? En
principio, estos datos se recogerian de estudios estadisticos o geograficos pero ¢y si se han recogi-
do directamente en el terreno? Desde luego se habria invertido recursos considerables en la pro-
duccién de estos datos y, segin lo visto, dicha inversién no estaria protegida por derecho sui gene-
ris pero ¢y por derechos de autor? Estos datos carecen de originalidad, asi que parece improbable
que estén protegidos por derechos de propiedad intelectual. Hay numerosos casos como el expues-
to, otro ejemplo serian las bases de datos que contienen informacién genética o médica.

4 Vid. DAVISON, M. J. / HUGENHOLTZ, P.B., «Football ...», op cit supra, p. 118; Vid. KAMPER-
MAN SANDERS, A., «Limits to database protection: Fair use and scientific research exemptions»,
Research Policy, Vol. 35, 2006, pp. 854-874. Disponible en www.sciencedirect.com (enero 2008)
Sobre otros contenidos, también hay discusiones sobre si son susceptibles de ser protegidos o no
por la Directiva. Por ejemplo, los museos. Vid GALLI, P., «<Museums and Databases», IIC, Vol. 37,
4/2006, pp. 371-500; GALLI, P.,, «<Museos y bases de datos», Actas de derecho industrial y derecho
de autor, num. 24, 2003, pp. 249-270.

4 El art. 16 de la Directiva establece la posibilidad de crear un régimen de licencias no volunta-
rias «si se han producido abusos de posicién dominante u otras violaciones de la libre compe-
tencia». En este punto, el TICE se aleja de la doctrina spin off al incluir las bases de datos crea-
das como productos derivados dentro del d&mbito de protecciéon del derecho sui generis Vid. SAN
JUAN, N., «Derecho sui generis sobre bases de datos: analisis de la Jurisprudencia comunitaria
Casos Fixtures y British Horseracing», pe. i., nam. 22, 2006, p. 92, resaltando como una posible via
de solucion las licencias obligatorias. También en este ultimo sentido Vid. KAMPERMAN SAN-
DERS, A, Op cit supra pp. 854-874.

47 Sobre las dificultades de conjugar los derechos de los titulares de derechos de propiedad inte-
lectual y los intereses de los usuarios en las licencias, Vid. LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A.,
«Las licencias de uso de bienes digitales: El dificil equilibrio entre los titulares de los derechos y
los usuarios», SCRIPT-ed, Vol. 3, num. 4, junio 2006.

“ Vid. STICE, de 29 de abril de 2004, IMS Health GmbH & Co. OHG vs NDC Health GmbH & Co.
KG. NDC.
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de la misma rama a concederle una licencia infringia el articulo 82 TCE*. La au-
torizacién pretendia el uso de la estructura de la base de datos de la empresa far-
macéutica, que contenia informacién del sistema de ventas regionales de pro-
ductos farmacéuticos en Alemania. El Tribunal declar6é que para determinar si
habia abuso®, debia tenerse en cuenta el coste econémico que debian afrontar
los competidores si se les denegaba la licencia para utilizar la base de datos™.
Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de ampliar las excepciones a la ex-
traccién y reutilizacién®, algunos encuestados se inclinan por esta solucién. Sin
embargo, ya la Directiva contiene una disposicién que deja en manos de los
Estados miembros la posibilidad de «<imponer limitaciones a los derechos» de ex-
traccién y reutilizacién «cuando la utilizacién se haga tinicamente con fines ilus-
trativos de ensefianza o de investigacion cientifica, siempre que indique la fuen-
te, en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga»™.

Otra cuestiéon problematica es la posibilidad de que el plazo de proteccion de
15 afios del derecho sui generis, se pueda ampliar indefinidamente®, ya que co-
mienza de nuevo cuando se realicen actualizaciones de una parte sustancial®.
Sobre la actualizacién de una base de datos, se plantea la disyuntiva, por una

* Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), DOCE ntim. C325, de 24 diciembre 2002.
 Para determinar si hay un abuso de posicién dominante, en el sentido del articulo 82 TCE, de-
ben concurrir los siguientes requisitos: 1) que la empresa que ha solicitado la licencia pretenda
ofrecer en el mercado del suministro de datos; 2) que la negativa no pueda justificarse objetiva-
mente; y 3) que se excluya del mercado cualquier competencia. En el mismo sentido, el caso Bronner,
STJCE de 26 de noviembre de 1998, en el que el criterio para apreciar el caracter indispensable de
la referida estructura radica en si un competidor tiene una solucién alternativa viable.

! Segtin la sentencia, el comportamiento abusivo de la empresa dominante se basaba en el es-
fuerzo econémico de adaptacién de los operadores que hasta entonces habian adquirido el pro-
ducto de la empresa dominante, que en adelante debian comprar dicho producto a una empresa
competidora que no explotara la base de datos protegida. La STICE Magill, de 6 de abril de 1995,
sobre la negativa a conceder una licencia, establecié que si «se afectaba a un producto (informa-
cién acerca de los programas semanales de algunas cadenas de televisién) cuya entrega resultaba
indispensable para el ejercicio de la actividad en cuestién (edicién de una guia general de televi-
sién), ya que, sin la citada entrega, la persona que deseara ofrecer tal guia se hallaba en la impo-
sibilidad de editarla y de ofrecerla en el mercado [...] la citada negativa obstaculizaba la aparicién
de un producto nuevo para el cual habia una demanda potencial por parte de los consumidores
que no estaba justificada por consideraciones objetivas y que podia excluir cualquier competen-
cia en el mercado derivado». Sobre el caso Magill y el articulo 82 TCE para prevenir los mono-
polios de informacién Vid. WESTKAMP, G., «Balancing Database Sui Generis Right Protection
with European Monopoly Control under Article 82 E. C.», ECLR, 2001, 13 y ss.

52 La reutilizacién, a diferencia de la extraccién, es un acto atribuido normalmente a fines comercia-
les. Sobre el tema Vid. GASTER, J., «La nouvelle directive européenne concernant la protection juri-
dique des bases de données», Auteurs & Media, 1996. Hay que sefialar que ambos actos —reutilizacion
y extraccién— ya fueran realizados por un usuario o por un competidor, si suponen un perjuicio para
el fabricante, serfan actos contrarios al derecho sui generis Vid. Considerando 39 de la Directiva.

>3 Articulo 6 de la Directiva.

% Vid. CHALTON, S., «The Amended Database Directive Proposal: A Commentary and Synopsis»,
E.ILPR.., Vol. 13, 1994.

> El art. 10.3 de la Directiva establece que «cualquier modificacién sustancial, evaluada de forma
cuantitativa o cualitativa, del contenido de una base de datos y, en particular, cualquier modifi-
cacién sustancial que resulte de la acumulacién de adiciones, supresiones o cambios sucesivos que
conduzcan a considerar que se trata de una nueva inversién sustancial, evaluada desde el punto
de vista cuantitativo o cualitativo, permitira atribuir a la base resultante de dicha inversién un pla-
zo de proteccién propio».
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parte, de si se considera que ha evolucionando constantemente y es un mismo
producto o, por otra, si podria tratarse de diferentes. En el primer caso, el pla-
zo de proteccién seria renovado; en el segundo caso seria una sucesién de ba-
ses de datos independientes, situacion en la que cada una tendria su propio pe-
riodo de proteccién. La actualizacién de una base de datos, ademaéas del
incremento del periodo de proteccién del derecho sui generis, supone una re-
valorizacién en términos de utilidad practica y valor econémico de la nueva (y
la consecuente desvalorizacién de la no actualizada®).

Un supuesto complicado son las bases de datos en las que los propios usuarios
generan su contenido e incurren en infracciones de propiedad intelectual. El
problema esta en determinar quién es el responsable de estas infracciones. Este
tema no se encuentra dentro del &mbito de la Directiva de bases de datos y la
Directiva sobre el Comercio electrénico no regula con precisién la responsabi-
lidad ante las mencionadas infracciones™. Es el caso de gigantescas bases de
datos, cuyos titulares pueden ser considerados beneficiarios del derecho sui ge-
neris. Ultimamente se encuentran en la palestra los portales Wikipedia® y
YouTube®, en los que el fabricante es ademas el proveedor de servicios que
pone en circulacién los contenidos en Internet. Ya se ha discutido por otros au-
tores si los proveedores de servicios en Internet son responsables por infrac-
ciones de propiedad intelectual cometidas por sus usuarios®. Si existe una in-
fraccién de derechos de autor®, se entiende que a pesar de que se incluya una

% Por ejemplo, una base de datos cuyo contenido es legislacién, si no se actualiza (se afiaden las
nuevas leyes, en su caso se eliminan las derogadas y se incorporan las modificaciones pertinentes
a los textos existentes...) esta claro que perderia en gran medida su utilidad practica. Si acaso po-
dria utilizarse dinicamente como herramienta de investigacién.

57 Vid articulos 12 a 15 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio
de 2000, relativa a determinados aspectos juridicos de los servicios de la Sociedad de la informacién, en
particular el Comercio electrénico en el mercado interior (Directiva sobre el Comercio electrénico).

%% Un tribunal francés, en Auto de 29 de octubre 2007, ha establecido que la Wikipedia Foundation
(proveedor de servicios y propietario del portal) no es responsable de la licitud de los documen-
tos que suben los usuarios. Disponible en http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_ar-
ticle=2071 (enero 2008). En sentido contrario, también en Francia el asunto Dailymotion, en el
que se declaré la responsabilidad de un web site de videos por las infracciones cometidas por sus
usuarios, ya que su modelo de negocio estaba basado en la puesta a disposicién de obras audio-
visuales. Disponible en http://www.juriscom.net:80/documents/tgiparis20070713.pdf (enero 2008).
% En marzo de 2007, Viacom reclamé 1.000 millones de délares a Google por cargas no autorizadas
de videos en YouTube. Una solucién a cémo se puede garantizar el contenido generado por los usua-
rios sobre la red podria residir en los sistemas de control, como el de Video Identification presentado
por Google en octubre de 2007. Dicho mecanismo permite a la companiia identificar el material que
infrinja derechos de propiedad intelectual Vid. http:/googleblog.blogspot.com:80/2007/10/latest-content-
id-tool-for-youtube.html (enero 2008). Cuestiones relacionadas con la responsabilidad de los prestado-
res de servicios de Internet en http:/lucentinus.blogspot.com:80/2007/11/responsabilidad-de-los-psi-y-
la-web-20.html (enero 2008).

% XALABARDER PLANTADA, R., «La responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet
(ISP) por infracciones de propiedad intelectual cometidas por sus usuarios», Revista de Internet,
Derecho y Politica, ntm. 2, 2006. Disponible en http://www.uoc.edu:80/idp/dt/esp/xalabarder03.html
(enero 2008).

¢! Para un examen sobre la responsabilidad por infracciones internacionales de derechos de autor
en Internet Vid. ESTEVE GONZALEZ, L., Aspectos internacionales de las infracciones de derechos
de autor en Internet, Granada, Comares, 2006, pp. 107-132.
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cldusula de exencién de responsabilidad a favor del prestador de servicios por
el contenido de la misma® —tal y como ocurre en la mayoria de bases de da-
tos on line—, habria que determinar si es responsable.

Los autores de bases de datos estan protegidos por derechos de autor aunque
tengan su establecimiento fuera de la UE. Estarian amparados por el principio
de trato nacional reconocido en el Convenio de Berna. Sin embargo, los pro-
ductores de bases de datos que podrian ser beneficiarios del derecho sui gene-
ris pero que estan establecidos en un Estado no miembro estarian sujetos al
principio de reciprocidad y no al de la nacién mas favorecida o al de trato na-
cional®. Se podria decir entonces que el derecho sui generis vulnera el princi-
pio de trato nacional recogido el Convenio de Berna y ADPIC*. Si acaso, los
Estados comunitarios podrian argumentar que el derecho sui generis no tiene
naturaleza de derecho de autor o derecho conexo®, con lo que no estaria su-
jeto a los principios establecidos para estos derechos. Las diferencias entre los
derechos de autor y el derecho sui generis son evidentes: la exigencia de origi-
nalidad es la cualidad principal de una obra protegida por derechos de autor
—requisito que se obvia en el segundo derecho—, los sujetos son distintos y
también los plazos de proteccién. Si bien es cierto que ambos se acomparnan
fielmente en las regulaciones de muchos Estados® y las acciones civiles para
salvaguardarlos son las mismas. Las contradicciones son evidentes.

2 Por ejemplo, YouTube incluye una clausula por la que, en caso que los videos que publica in-
frinjan alguna norma de propiedad intelectual, limita la responsabilidad tinicamente al usuario
que la envié al portal. Vid. http://www.youtube.com/t/terms (enero 2008). Estas clausulas suelen
también incluir exencién de responsabilidad frente a contenidos difamatorios, obscenos o que vio-
len la ley de cualquier forma. Sobre el régimen de exencién de responsabilidad de los ISP por la
prestacion de servicios y un examen de la regulacién en Estados Unidos y la Unién Europea Vid.
XALABARDER PLANTADA, R., «La responsabilidad...», loc. cit.

% La exigencia de reciprocidad es uno de los aspectos mas controvertidos de la Directiva. Se trata de
una medida de presién de la UE para que otros Estados incorporen el derecho sui generis a su ordena-
miento si quieren que en Europa sean protegidas sus bases de datos Vid. CHALTON, S., «The Amended
Database Directive Proposal: A Commentary and Synopsis», E.LPR.., 1994. Hasta el momento, el tni-
co acuerdo que se conoce para extender el derecho sui generis a bases de datos elaboradas en terceros
paises fue firmado el 23 de marzo de 2003 con la Isla de Man (Treaty Series No. 19, 2003) Vid.
http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/Cm5836.pdf y entré en vigor el 1 de noviembre de 2003 (enero 2008).
¢ El Convenio de Berna establece expresamente el principio de trato nacional para ciertas obras se-
gun el art. 2 —dentro de las que se incluyen las bases de datos originales, como ya se ha afirmado—
pero no para aquellas carezcan de creatividad —como las bases de datos no originales—. Se puede
argumentar que ADPIC si exige dicho principio también para las bases de datos no originales. Vid.
GINSBURG, J.C., «The Private International Law of Copyright in an Era of Technological Change»,
Recuil des Cours. Académie de Droit International de La Haye, Vol. 273, 1998, pp. 276-279.

% Sobre la naturaleza juridica del derecho sui generis Vid. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R.,
«La proteccién...»,op. cit., p. 51-52; CAMARA LAPUENTE, S., «El derecho...», loc. cit., p. 71.
Algunos opinan que el derecho sui generis deberia ser considerado como uno mas de los derechos
de propiedad intelectual y que su naturaleza fuera similar al resto de los derechos (aunque ello
hubiera implicado una redaccién diferente de los articulos 133-137 de la Ley de Propiedad
Intelectual espafiola).

% Por ejemplo, el derecho sui generis fue incorporado en Espafia al Texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (BOE nim.
97 de 22 de abril de 1996), igual que en Francia (Cédigo de Propiedad intelectual) o México (Ley
Federal de Derecho de Autor de 24 de diciembre de 1996), entre otros. Todas disponibles en la
seccién de documentos de www.uaipit.com (enero 2008).
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En definitiva, teniendo en cuenta estas observaciones, la Directiva tiene algu-
nas carencias que cabria remediar, modificando su redaccién o incluso agre-
gando nuevas disposiciones® para que asi los Estados miembros incorporaran
a sus legislaciones nacionales una regulaciéon mas detallada que solucionara los
problemas expuestos.

CONCLUSIONES

Cabe la posibilidad de que la decisién que tome la Comisién sobre la Directiva
afecte a la regulacion juridica sobre las bases de datos. Esta decisién deberia
ser acorde con datos objetivos y contar con informacién suficiente sobre los
efectos de la legislacién nacional en los Estados miembros. El préximo infor-
me de la Comisién sobre la evaluacién de las bases de datos deberia publicar-
se este afio, aunque —teniendo en cuenta que el informe emitido en 2005 es-
taba previsto para el 2001— es probable que llegue mas tarde.

A partir de lo expuesto, la decisién de la Comisién se presenta dificil, ya que de-
bera tener en cuenta todos los intereses implicados y llegar a una solucién equi-
librada. Por una parte, proteger el libre mercado de informacién y el acceso de
los usuarios con objetivos cientificos o educativos, siempre que éstos no pre-
tendan aprovecharse de una base de datos para obtener ventajas comerciales.
Por otra parte, preservar y promover las inversiones de los fabricantes, pero im-
pidiendo los monopolios o el abuso de posicién dominante. Desde el punto de
vista social, habra que tomar en consideracién las opiniones de los colectivos
de fabricantes y usuarios para comprobar si la Directiva protege y favorece las
necesidades de los dos grupos. Tal como se ha explicado, el informe no escla-
rece algunas cuestiones relevantes que supone la proteccién de las bases de da-
tos, por ejemplo si hay consecuencias negativas para la competencia o para la
comunidad académica y cientifica. En cuanto al impacto econémico, también
serad necesario afinar la precisiéon de los estudios que diagnostiquen los benefi-
cios o las pérdidas que supone para la produccién de bases de datos.

Respecto al contenido de la Directiva, es cierto que el TICE est4 realizando una
labor encomiable en la interpretacién de sus términos. Sin embargo, la vague-
dad de la norma incorporada a las legislaciones nacionales ha de corregirse.
Se espera que, tras la linea de los casos del BHB, se vaya perfilando cémo se
configura el derecho sui generis y si éste produce obstaculos en el libre acceso
a la informacién y un detrimento de la libre competencia en el mercado de ba-
ses de datos. Tampoco la encuesta realizada tras el informe recoge una mues-
tra representativa de los grupos afectados.

Por ultimo, aunque probablemente la Comisién se incline por mantener la
Directiva tal y como estd, un gran cometido seria que optara por modificarla

7 La Directiva recoge 60 considerandos y tan solo 16 articulos. La norma incluye un amplio tex-
to justificando su creacion si lo comparamos con su breve articulado.
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—concretamente, el derecho sui generis que ampara las bases de datos no ori-
ginales— y, en particular, por clarificar el ambito de su proteccién. A pesar de
la problematica expuesta y las objeciones, hay que reconocer que desde el ger-
men de la Directiva, la proteccién juridica de las bases de datos ha avanzado
en gran medida y sigue su evolucién. No obstante, falta mucho por conseguir.
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